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1 . Bel diesem Bericht handelt es slch urn den Intematlonalen voriSufigen PrQfungsbericht, der von der mit der 

ArtttefKl^mStfrd" beauftragten BehSrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemSB 



2. 
3. 



Dieser BERICHT umfal3t insgesamt 8 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt Biatten dabei hiandelt es sicli urn 

° ?unnm/Jl"iiln«n®^nHli^^^^ undAjder Zeichnungen. die geSndert wurden und diesem Bericht 

zugrunde llegen unc^er Blatter mit Berichtigungen, denen die Beharde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnrtt 607 der Venwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 . Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Gmnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten. die uber den Offenbamngsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
(nuran das Internationale BQro gesandtfi> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/Oes elektronischen 
Datentrager(s) angeben) der/Uie ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehSrigen Tabellen enthait/enthalten 
So2 derZiS!!n%'^«^ ^""""^"'^ ""'^^^""'^ Sequenzpfotoko^ angegeben (siehe AbsS 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


11 


El 


Feld 


Nr. 


111 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 




Feld 


Nr. 


VIII 



Grundlage des Beschelds 
Priorltat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit. erfinderische Tatlgkelt und gewerbliche 
Anwendbarkelt 

Mangelnde EInheitllchkelt der Erflndung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestlmmte Mangel der Internationalen Anmeldung 
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Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 
27.07.2005 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1, 



S^''-' Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Spraciie in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ^pracne, m aer sie 

° Eff """^ 5-"^ e'"er Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache. 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt. die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ intemationale vorlSufige PrQfung (nach Regein 55.2 undybder 55.3) 

2. HinsiclTtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf CErsatzblStter die d^m 
Beschrelbung, Seiten 

^'^^ in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

® in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Sequenl?rotokdl"^^ dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

^' S.f^5!!f T ^ x^'^i^^ Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 

Auffl^^^^^^^^ diese aus den im Zusatzfeld angegeSene? Gr!iS3en^S^^^^^ 

(ReS 7^^^^ Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
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Anwendbarkeit'"^ Erslellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tgtigkeit und gewerbliche 

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprDft. ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfindensciier Tatigkeit beruhend (nicht offensiclitlich) und gewerblich anwendbar anzuselien ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
El AnsprOclie Nr. - 

BegrQndung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung. bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. bezlehen sich auf den 
"SnaueAnglberO^ internationale vorlSufige Prufung durciigefiihrt werden braucht 

□ Die Beschreibung, die Anspruclie oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar. daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
Konnte (genaue Angaben): 

□ Die AnsprQche bzw die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

S FQr die obengenannten AnsprQche Nr. - wurde kein internatlonaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computertesbare Fonm □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabeilen zum ISIucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll, sofem sie nur in computeriesbarer 
tSlischen SordlEn^^^^ '^^^^"^ ^'^^^ ^" Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 

□ siehe Beiblatt fQr weitere Angaben. 
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1. Feststellung 
Neuhelt (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



2. Unterlagen und Erkl§mngen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Ja: AnsprGche 1-17 

Nein: Anspruche 18 

Ja: Anspruche - 

Nein: Anspruche 1-18 

Ja: AnsprOche: 1-18 

Nein: AnsprQche: - 



Feld Nr. VII! 



Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmelduna 



siehe Beiblatt 
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2u Punkt ill 

Kelne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Die Recherche ergab in ihrer Anfangsphase eine sehr groBe Zahl von Dol<umenten 
welche neuhertsschadllch sind fur den Patentanspruch 1 8. DIese Zahl war so groB. daB 
s.ch unmoglich feststellen liess. fur was in der Gesamtheit des Patentanspmchs 
eventuell nach zu Recht Schutz begehrt werden konnte. So fallt zum Belspiel Acrylamid 
unter den angestrebten Schutzbereich des Anspruchs 1 8. Aus diesen Griinden 
ersoheint eine sinnvolle Recherche uber den gesamten Bereich des Patentanspruchs 
1 a unmoglich. Die Recherche wurde daher beschrankt auf : 
Die Verbindungen. wie sie in der Beschreibung auf Selten 10-13 erwahnt sind. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StCitzung 
dieser Feststellung ** 



Es wird auf die folgenden Dokumente ven^/iesen: 

D1 : EP-A-0 298 652 (IVIERCK & CO INC) 1 1 . Januar 1 989 (1 989-01 -1 1 ) 

TSUJI J ET AL: TETRAHEDRON LETTERS. ELSEVIER SCIENCE 

Cp!tl!or^' ^^^"^^f^DAM. NL. Bd. 25. Nr. 42. 1984. Seiten 4783-4786. 
XP002226639 ISSN: 0040-4039 

EP-A-0 428 366 (MERCK & CO INC) 22. Mai 1991 (1991-05-22) 
EP-A-0 473 226 (MERCK & CO INC) 4. Marz 1992 (1992-03-04) 

XpS)22''6^?3^"'^ 

BAKER J.T. ET AL.: J. ORG. CHEM.. Bd. 44. Nr. 15. 1979. Seiten 2798- 
2800,XP002262814 

CARAMELLA P ET AL: TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE 
PUBLISHERS. AMSTERDAM. NL, Bd. 55, Nr. 22, 28. Mai 1999 (1999-05- 
28). Seiten 7027-7044, XP0041 65609 ISSN: 0040-4020 
HORI K ET AL: TETRAHEDRON LETTERS, ELSEVIER SCIENCE 
PUBLISHERS. AMSTERDAM. NL. Bd. 40. Nr. 28. 9. Juli 1999 (1999-07-09) 
Seiten 5207-521 0, XP0041 70055 ISSN: 0040-4039 
KANEMASA S ET AL: TETRAHEDRON LETTERS. ELSEVIER SCIENCE 
PUBLISHERS, AMSTERDAM. NL. Bd. 37. Nr. 47. 18. November 1996 



D2: 



D3 
D4 
D5 

D6: 

D7: 



D8: 



D9: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER ,^ . 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Internationales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) _ PCT/CH2004/QQn4nft 

(1996-11-18). Seiten 8505-8506, XP004068701 ISSN: 0040-4039 

1 .) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verfahren zur Herstellung von 
ungesattigten Amiden oder Lactamen aus den entsprechenden gesattigten 
Verbindungen. Dabel fungieren entsprechende (Silyl-)-enolether als Zwischenprodukte. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs angesehen. Es offenbart (vgl. Anspruch 1. S 18 Z 45-53- 
Anspruch 3; Beispiel 3) ein Verfahren zur Herstellung von ungesattigten Lactamen aus 
den entsprechenden Silylenolethern. von dem sich das Verfahren gemass Anspruch 1 
der Anmeldung dadurch unterscheidet. dass neben einem Oxidationsmittel (Chinon) 
auchein Dehydrierungskatalysator" gegenwartig ist. 

(A%^e!?3(S^^^^^ ^""P-^"'^ (""^ abhangigen Anspruche 2-17) ist somit neu 

im Lichte der Lehre von D1 wird die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe 
dann gesehen. daB em weiteres Verfahren zur Herstellung von ungesattigten Amiden 
Oder Lactamen bereitgestellt wird. 

Die Aufgabe wird gemass Anspruch 1 dadurch gelost, dass neben einem 
Oxidationsmittel auch ein "Dehydrierungskatalysator" gebraucht wird. 

Der Fachmann wurde enA^arten dass die aus D1 bekannte Reaktion auch in Gegenwart 
einesDehydrierungskatalysatorsfunktioniert. 

Dies ist umso mehr der Fall, weil die Kombinatlon Oxidationsmittel / 
Dehydrierungskatalysator aus D3 fur die entsprechende Reaktion fiir Ester bekannt Ist. 

Die Herstellung der Enolether-Zwischenprodukte ist bereits aus D3 und D4 bekannt. 

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 offensichtlich und erfiillt er nicht das 
Knterium der erfinderischen Tatigkeit. 

Die abhangigen Anspruche 2-17 enthalten keine Meri<male. die in Kombinatlon mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen. die Erfordemlsse des 
HCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfiillen. 
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2.) Der Gegenstand des Anspruchs 18 sind gemass dem Verfahren des Anspruchs 1 
hergestellte Verbindungen. 

Gemass dem Verfahren des Anspruchs 1 hergestellte Verbindungen lassen sich nicht 
unterschelden von gemass anderen Verfahren hergestellten Verbindungen. Molekule 
haben kein Gedachtnis, welches ihnen sagen wurde, nach welchem Verfahren sie 
hergestellt sInd. 

Daher fallen auch gemass anderen Verfahren hergestellte Verbindungen (welche nicht 
unterscheidbar sind von den Verbindungen gemass Anspruch 18) in den Schutzbereich 
des Anspruchs. 

D5-D9 sind Beispiele von Dokumenten, welche solche Verbindungen offenbaren (vgl. 
die im Recherchenbericht zitierten Passagen). 

Daher ist der Gegenstand des Anspaichs 18 ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT (siehe auch Punkt III oben). 

Soweit er neu Ist, beruht der Gegenstand des Anspruchs 18 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT, well die Verbindungen in ihrer 
Venft/endung keine Vorteile uber andenweitig hergestellte Verbindungen aufwelsen und 
daher als offensichtliche Altemativen zu betrachten sind. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . ) Aus der Beschreibung und den Beispielen geht hervor, das folgende Merkmal fur 
die Definition der Erfindung wesentlich ist: die Kombination Palladiumverbindung (als 
Dehydrierungskatalysator) mit einem Oxidationsmittel welches ausgewShlt ist aus der 
Gruppe gegebenfalls substituiertes Benzochinon, Allylmethylcarbonat, 
Allylethylcarbonat und Allylpropylcarbonat. 

Da der unabhangige Anspruch 1 sich nicht auf dieses IVlerkmal beschrankt, entspricht 
er nicht dem Erfordemis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT daB 
jeder unabhSngige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muB. die fur die 
Definition der Erfindung wesentlich sind. 

2. ) Die Ausdrucke "Dehydrierungskatalysator" und "Oxidationsmittel" sind vage und 
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lassen den Leser uber die genaue Bedeutung der betreffenden technischen 
Merkmals/Merknnale inn Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB die Definition des Gegen- 
stands des Anspruchs 1 nicht i<lar ist (Artikel 6 PCT). 
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